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Asunto: Radicacion: 12-144300- -24

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 2950

Folios: 7
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/US2011/026016
Fecha de Presentacion Internacional 24/02/2011

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de la
Decisidon 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Radicado N° 12-144300-00000-0000 24/Agosto/2012

Reivindicaciones: Radicado N° 12-144300-00000-0000 24/Agosto/2012
Radicado N° 12-144300-00008-0000 17/Octubre/2014
Radicado N° 12-144300-00011-0000 06/Enero/2015

Dibujos: Radicado N° 12-144300-00000-0000 24/Agosto/2012

Secuencias: Radicado N° 12-144300-00000-0000 24/Agosto/2012

Prioridad: US 61/308,287 25/Febrero/2010
US 61/406,541 25/Octubre/2010

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo
establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad
reivindicada.

3. Modificaciones aceptadas (Art 34 D 486 y Art 19, 22 y 34 PCT)
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Se acepta la modificacion al capitulo reivindicatorio presentada mediante escrito radicado No.
12-144300-00011-0000 por el hecho de encontrarse el sustento para la composicion en el
ejemplo 2 de la memoria descriptiva (Fls. 171-174).

4. Presentacion de solicitud Fraccionaria (Art 36 D 486)

Se acepta para examen la solicitud fraccionaria presentada e identificada como 15-002305,
porque no implica ampliacién de la materia contenida en la solicitud inicial 12-144300.

5. Objeto de la invencién

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo X de la
Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la tasa pagada
por la solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales;
esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya
pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada. En el
presente caso se estudiaran las reivindicaciones 1 a 2 del capitulo reivindicatorio (Radicado
N°12-144300-00011-0000).

Titulo de la solicitud: “Cepa bacteriana aislada del género Burkholderia y metabolitos
pesticidas del mismo”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de encontrar alternativas de
biocontrol especificamente de origen biologico a partir de cepas aisladas de Burkholderia sp.,
cuyos productos derivados del metabolismo presentan actividad pesticida. Para resolver este
problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composicién para controlar plagas de
malezas.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de Patentes
(CIP): C12N1/20 /l AO1N43/14 // AOIN63/02 // AO1P7/00 // AOLN43/74.

6. No es una invencioén (Art 15 D 486 literal (b))

El objeto de la reivindicacion 1 no se considera una invencion, de acuerdo con el Art citado. A
pesar de que la reivindicacion encabece como composicion, se refiere Unicamente a la cepa
Burkholderia A396. Por lo tanto, se entiende que se reivindica proteccion a una cepa
bacteriana tal como se encuentra en la naturaleza, y por ello no puede ser objeto de patente
de acuerdo con lo establecido en el articulo citado, el cual indica que no seran consideradas
invenciones “el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los
procesos biolégicos naturales, el material biolégico existente en la naturaleza o aquel que
pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural”.

7. De la solicitud de patente
Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque se refiere a materia no patentable.
Se sugiere redactar el titulo relacionado con las composiciones reclamadas.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicacion 1 carece de claridad puesto que a pesar de que encabece como
composicion, reclama unicamente el ingrediente activo. Se recuerda a la solicitante que una
composicion debe ser caracterizada a partir de los ingredientes (activo + excipientes) y las
proporciones de los mismos.

Ademas, por ser la reivindicacion 1 una reivindicacion independiente, debe reclamar todas las
caracteristicas esenciales, por lo cual, se siguiere incluir las caracteristicas reclamadas en la
reivindicacion dependiente 2 dentro de la reivindicacion independiente.
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Por otra parte, ambas reivindicaciones carecen de concisién puesto que:

La reivindicacion 1 reclama de manera general una composicion que comprende un caldo
celular completo, fraccion celular, filtrado, sobrenadante o extracto. Por su parte, la
reivindicacion 2 reclama de manera general al menos un portador, diluyente, tensoactivo o
adyuvante. Por lo tanto, el alcance de las reivindicaciones no se encuentra limitado al soporte
proporcionado en la memoria descriptiva, el cual corresponde a una composicién que
comprende el extracto crudo seco de Burkholderia A396 y 0.2% de tensoactivo no iénico
(glycosperse) a una concentracién de 10 mg/mL o 5.0 mg/mL (FI. 171).

La reivindicacion 2 no estd debidamente sustentada en la descripcibn porque de la
definiciones de “portador”, “diluyentes”, “tensoactivo” y “adyuvante” se obtiene un gran nimero
de composiciones, muchas de los cuales no estan ejemplificadas en la forma de ejemplos de
la invencion dentro del capitulo descriptivo, se sugiere restringir la solicitud a una razonable
generalizacién del tipo de las composiciones que han sido elaboradas o probados, es decir,
gue se encuentran debidamente sustentados. El siguiente cuadro ejemplifica la afirmacion

anterior y presenta los componentes que se encuentran soportados en la descripcion.

Componentes de acuerdo con la reivindicacién 2 Componentes soportados en la descripcion
Portador No refiere (Ej. 2)
Diluyentes Etanol (Ej. 2)
Tensoactivo glicospersa (Ej. 2)
Adyuvante No refiere (Ej. 2)

8. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la solicitud de
prioridad: 25 de febrero de 2010, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el
objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de
Publicacion
D1 WO 2007009224 Natural herbicide from ?r aBCL{ircl)(go/der/a cell-free culture 25/Enero/2007
Compant et al. Diversity and occurrence of Burkholderia spp. in the .
D2 2008 natural environment 01/Julio/2008

El documento D1' ensefia una composicion herbicida que comprende un extracto de un cultivo
celular de Burkholderia andropogonis formulado con adyuvantes (Parr. [0029]).

El documento D2? presenta una vision general del género Burkholderia, su diversidad,
distribucion en diversos ambientes y los potenciales usos en biocontrol (Resumen).

9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Nivel inventivo (Art 18 D486)
La reivindicacion 2 consiste en: “La composicion de la reivindicacion 1 caracterizada porque

comprende adicionalmente al menos uno de un portador, diluyente, tensoactivo o adyuvante”.
(Folio 7 Radicado N°. 12-144300-00011-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

1 http://www.google.com/patents/WO2007009224A1
2 Stéphane Compant, Jerzy Nowak, Tom Coenye, Christophe Clément, Essaid Ait Barka. 2008. Diversity and

occurrence of Burkholderia spp. in the natural environment. FEMS Microbiology Reviews 32 (4) 607-626. En linea:
http:/femsre.oxfordjournals.org/content/femsre/32/4/607.full.pdf
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Caracteristicas esenciales D1 D2
Composicién pesticida o herbicida Composicién pesticida o herbicida
que comprende que comprende Aislados de

caldo celular completo, fraccién celular,

filtrado. sobrenadante o extracto de Fraccion celular o extracto de Burkholderia | Burkholderia para su
' B . sp. (Parr. [0010], [0029]) uso como pesticida
urkholderia A396 (Pag. 609, 617)
al menos uno de un portador, diluyente, Surfactante de naturaleza no iénica (Parr. ' '
tensoactivo o adyuvante [0029], [0036], [0038]).

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en
la reivindicacion 2 porque divulga una composicion herbicida que comprende una fraccion
celular o un extracto de un cultivo celular de Burkholderia andropogonis combinado con un
agente adyuvante, como un surfactante de naturaleza no io6nica, en orden de conseguir una
formulacion efectiva para el control o la supresion de una maleza (Péarrs. [0029], [0036],
[0038]).

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacién 2 y la composicién divulgada en el
documento D1 consiste en que la solicitud define que el caldo celular completo, fraccion
celular, filtrado, sobrenadante o extracto es de la cepa Burkholderia A396 mientras que el
documento D1 refiere que de la especie Burkholderia andropogonis.

El efecto que proporciona dicha diferencia es que se consigue una composicion especifica de
Burkholderia A396 con actividad herbicida.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: cdmo modificar la composicion conocida en el documento D1 para conseguir una
composicion con actividad herbicida alternativa a la ya existente.

Sin embargo, la busqueda de nuevas especies del género Burkholderia, con el fin de revelar
nuevos agentes fitopatogénicos, habia sido sugerida previamente en el documento D2 (Pag.
609, columna derecha, primer parrafo, In. 15 — 25).

En consecuencia, para una persona medianamente versada en la materia, habria sido
previsible la seleccién de una cepa diferente de Burkholderia con el fin de proporcionar una
composicion alternativa. Mas aun, cuando la composicién reclamada no proporciona un
resultado sorprendente o inesperado a partir de la actividad herbicida conocida en el
documento D1, puesto que ya habia sido documentada la actividad patogénica en plantas de
varias especies del mismo género como B. glumae, B. plantarii y B. andropogonis (D2: tabla
1), las cuales, ademas, no tienen toxicidad conocida en humanos®. En consecuencia, la
persona del oficio normalmente versada en la materia, a partir de las ensefianzas de los
documentos D1 y D2 habria llegado de manera obvia a la composicion reivindicada sin haber
llevado a cabo una actividad inventiva.

La reivindicacion 2 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de
nivel inventivo (Art. 18).

10.Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 WO 2007009224 2 Nivel Inventivo
D2 Compant et al. 2008 2 Nivel inventivo

3 Coenye & Vandamme. 2003. Diversity and significance of Burkholderia species occupying diverse ecological niches.
Environmental Microbiology (2003) 5(9), 719 — 729. En linea:
http://www.cbs.dtu.dk/CBS/courses/brazilworkshop/files/reviewEM. pdf
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencion a proteger, iii) 0 presente un nuevo capitulo
reivindicatorio, no debera pagar la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad para que se estudie la materia
modificada. En todo caso, el nimero de requerimientos por no patentabilidad estara
supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses,
contados desde la publicacion de la solicitud de patente de invencidn. Adicionalmente, se le
recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el
capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones debera pagar la
tasa por reivindicacion adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

—_ -~

—5

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

"'E%-——_‘T-T =

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2016-03-22

Elabord: Edna Carolina Bonilla Leon
Revis6: Lenin Roberto Guerrero
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